TUOMIO 6.5.2003 — ASIA C-104/01

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
6 pdivdni toukokuuta 2003 *

Asiassa C-104/01,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan
nojalla yhteisdjen tuomioistuimen kisiteltdviksi saadakseen tdssd kansallisessa
tuomioistuimessa vireilld olevassa asiassa

Libertel Groep BV

vastaain

Benelux-Merkenbureau

ennakkoratkaisun jisenvaltioiden tavaramerkkilainsdddidnnon lihentdmisestd

21 piivind joulukuuta 1988 annetun ensimmiisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan tulkinnasta,

* Oikeudenkdyntikieli: hollanti.
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YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: kuudennen jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet, joka
hoitaa presidentin tehtdvid, jaostojen puheenjohtajat M. Wathelet ja
C. W. A. Timmermans sekd tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward,
P. Jann, F. Macken, S. von Bahr ja J. N. Cunha Rodrigues (esittelevd tuomari),

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittineet

— Libertel Groep BV, edustajinaan advocaat D. W. F. Verkade ja advocaat
D. J. G. Visser,

— Benelux-Merkenbureau, asiamiehenédin advocaat C. J. J. C. van Nispen,

— Alankomaiden hallitus, asiamieheniidn H. G. Sevenster,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenddn R. Magrill, avustaja-
naan barrister D. Alexander,

— Euroopan vyhteis6jen komissio, asiamiehinddn N. B. Rasmussen ja
H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista kisittelyd varten laaditun kertomuksen,
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kuultuaan Benelux-Merkenbureaun, asiamiehendin C. J. J. C. van Nispen,
Alankomaiden hallituksen, asiamieheniin J. van Bakel, Yhdistyneen kuningas-
kunnan hallituksen, asiamiehenddn barrister M. Tappin, ja komission, asiamie-
hendin H. M. H. Speyart, 30.4.2002 pidetyssd istunnossa esittimit suulliset
huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.11.2002 pidetyssd istunnossa esittimin ratkai-
suehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

Hoge Raad der Nederlanden on esittinyt yhteisojen tuomioistuimelle 23.2.2001
tekemillddn vilipditokselld, joka on saapunut yhteis6jen tuomioistuimeen
5.3.2001, EY 234 artiklan nojalla nelji ennakkoratkaisukysymystd jisenvaltioi-
den tavaramerkkilainsiiddinnén lihentimisestd 21 pdivdnd joulukuuta 1988
annetun ensimmdiisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1;
jaljempini direktiivi) 3 artiklan tulkinnasta.

Nimi kysymykset on esitetty Libertel Groep BV -nimisen yhtion (jiljempéand
Libertel) ja Benelux-Merkenbureaun (Benelux tavaramerkkivirasto) vilisessd
asiassa, jossa on kyse siitd, ettd viimeksi mainittu on kleltaytynyt rekisteroimastd
oranssia virid tavaramerkiksi televiestintdalan tavaroita ja palveluja varten
Libertelin hakemuksen mukaisesti.
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Asiaa koskevat oikeussaannét

Pariisin yleissopimus

Tavaramerkkioikeuden alaa sddnnellddn kansainvilisesti teollisoikeuden suoje-
lemista koskevassa yleissopimuksessa, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883
ja jota viimeksi on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 (Série des Traités des
Nations unies, nro 11851, osa 838, s. 305—388; jidljempidnd Pariisin yleissopi-
mus). Kaikki jdsenvaltiot ovat timin yleissopimuksen sopimuspuolia.

Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohdassa maaritiin, ettd
merkkien rekisterointi voidaan evitd tai ne voidaan todeta patemdattomiksi, jos
niiltd kokonaan puuttuu omintakeinen luonne.

Pariisin yleissopimuksen 6 guinqguies artiklan C osan 1 kohdassa todetaan seu-
raavaa:

”Merkin suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki
tosiseikat, erityisesti kuinka kauan merkki on ollut kiytossa.”
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Yhteison lainsiddianto

Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkin muodostavat mer-
kit”, sdddetddn seuraavaa:

”Tavaramerkkini voi olla miki tahansa merkki, joka voidaan esittid graafisesti,
erityisesti sanoin, henkilénnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin
taikka tavaroiden tai niiden piillyksen muodon avulla, jos sellaisella merkilld
voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista.”

Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikkona on ”Rekisterdinnin esteet ja mitdtto-
myysperusteet”, 1 ja 3 kohdassa sidddetddn seuraavaa:

1. Seuraavia merkkejd ei saa rekister6idd tai, jos ne on rekisteréity, ne on
julistettava mitdtt6miksi:

a) merkit, jotka eivit voi olla tavaramerkkeini;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky] *;

* Téssé ja jiljempdnd tuomiossa kdytetddn ilmaisun erottuvuus sijasta ilmaisua erottamiskyky.
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c) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinnéistdi muodostuvat tavaramer-
kit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia,
laatua, mdidrdd, kiyttotarkoitusta, arvoa tai maantieteellisti alkuperii,
tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka
muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistd tai merkinndisti muodostuvat tavaramer-
kit, jotka ovat tulleet yleisessd kielenkiytdssd tai hyvin kauppatavan mukaan
tavanomaisiksi;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavaran luonteenomaisesta muodosta,

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi vilttdmattémastd tavaran muodosta tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

3. Tavaramerkilti ei saa eviti rekister6intii tai sitd ei saa julistaa mitdttdmaksi
1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekiste-
rointihakemuksen tekopdivdd kiytossd tullut [erottamiskykyiseksi]. Lisiksi
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jasenvaltio voi sdatdd, ettd sdinnds koskee myds tavaramerkkis, joka on tullut

erottamiskykyiseksi] rekisterdintihakemuksen tekopdivin tai rekisterdintipdivin
lerotramiskyky p p
jilkeen.

Direktiivin 6 artiklassa sddidetddn seuraavaa:

1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttimaisti elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimedin tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, miirad, kdyttotarkoitusta, arvoa tai
maantieteellistd alkuperdd, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen
suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkint6jd,

c) tavaramerkkid, milloin sen kidyttiminen on tarpeen tavaran tai palvelun,
erityisesti lisdtarvikkeiden tai varaosien, kiyttétarkoituksen osoittamiseksi,

jos hdn kdyttdd niitd hyvii liiketapaa noudattaen.
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2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltdd toista kdyttimisti elinkeinotoiminnassa
aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jidsenvaltion lain-
sddddnndn mukaan on voimassa vain erityiselld alueella.”

Benelux-maiden yhtendinen tavaramerkkilaki

Belgian kuningaskunta, Luxemburgin suurherttuakunta ja Alankomaiden
kuningaskunta ovat sisillyttineet tavaramerkkeji koskevan lainsiiddnténsi
yhteiseen lakiin eli Benelux-maiden yhteniiseen tavaramerkkilakiin (Trb. 1962,
58). Tdtd lakia muutettiin 2.12.1992 allekirjoitetulla kyseisen lain muuttamista
koskevalla péytikirjalla (Trb. 1993, 12), jolla pyrittiin varmistamaan direktiivin
tdytdntdonpano kaikissa kolmessa Benelux-maassa, siten, ettd muutos tuli voi-
maan 1.1.1996.

Benelux-maiden yhtendisen tavaramerkkilain (jiljempdni tavaramerkkilaki),
sellaisena kuin se on ndin muutettuna, 6 a §:ssid todetaan seuraavaa:

?1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evittivi rekisterdinti, jos se katsoo, etti:

a) hakemuksen kohteena oleva merkki ei ole 1 §:ssi tarkoitettu tavaramerkki
erityisesti siksi, ettd siltd kokonaan puuttuu Pariisin yleissopimuksen
6 quinguies artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
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b) hakemus koskee 4 pykilin 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tavaramerkkid.

2. Rekisterdinnin epidmisen on koskettava tavaramerkin muodostavaa merkkia
kokonaisuutena. Rekisterdinti voidaan evdti yhden tai useamman sellaisen
tavaran osalta, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu.

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on vilittémisti ilmoitettava rekisterdinnin
hakijalle kirjallisesti aikomuksestaan eviti rekisterdinti kokonaan tai osittain ja
perustelut tille, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus antaa tdstd ilmoituksesta
vastineensa tdytintéonpanoasetuksessa asetetussa méidriajassa.

4. Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekister6intii vastaan esittimid huomioita
ei ole siidetyssi midriajassa osoitettu vadriksi, merkin rekisterointi evitddn
kokonaan tai osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on vilittomadsti annettava
hakijalle kirjallisesti tieto rekisterdinnin epdimisestd sekd mainittava ne perus-
teet, joiden vuoksi hakemus on hylitty, ja kyseistd pddtostd koskeva 6 b §:n
mukainen muutoksenhakukeino.

5. Jos hakemuksen rekisterdinti evitiin kaikkien tavaroiden tai joidenkin tava-
roiden osalta, hakemus on kokonaisuudessaan tai osittain mitdtén. Mitdttomyys
tulee voimaan vasta sitten, kun 6 b §:ssi tarkoitettu kanteen nostamiselle varattu
aika on paittynyt eiki kannetta ole nostettu tai kun tavaramerkin rekisterdimisen
miidrddmistd koskeva vaatimus on lopullisesti hylatty.”

Tavaramerkkilain 6 b §:ssd sdddetdin seuraavaa:

“Hakija voi kahden kuukauden kuluessa 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta

’

tiedoksiannosta nostaa Cour d’appel de Bruxellesissi, Gerechtshof te ’s-
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Gravenhagessa tai Cour d’appel de Luxembourgissa kanteen, jossa vaaditaan
tavaramerkin rekister6imisen midrdamistd. Alueellisesti toimivaltainen tuomio-
istuin mddrdytyy hakemuksessa ilmoitetun hakijan osoitteen, asiamiehen osoit-
teen tai prosessiosoitteen perusteella.”

Pidasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Libertel on Alankomaihin sijoittautunut yhtio, jonka piiasiallinen toimiala on
matkaviestintipalvelujen tarjoaminen.

Benelux-tavaramerkkivirasto on toimivaltainen viranomainen tavaramerkkien
alalla Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja Alanko-
maiden kuningaskunnassa. Benelux-tavaramerkkiviraston on 1.1.1996 lihtien
pitdnyt tutkia tavaramerkkihakemukset ehdottomien rekisterdintiesteiden kan-
nalta.

Libertel pyysi 27.8.1996 Benelux-tavaramerkkivirastoa rekisterdimiin oranssin
virin tavaramerkiksi tiettyjd televiestintdalan tavaroita ja palveluja varten eli
luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta televiestintilaitteita varten ja
luokkiin 35—38 kuuluvien palvelujen osalta televiestintipalveluja ja televiestin-
tikeinojen kaupallista hallintoa, taloushallintoa ja teknistd hallintoa koskevia
palveluja varten.

Rekistersintihakemuksessa oli tavaramerkin esittimiseen tarkoitetussa kohdassa
oranssiksi viritetty suorakulmio, ja tavaramerkin kuvaukseen tarkoitetussa
kohdassa oli maininta “oranssi” ilman, ettd olisi mainittu minkiinlaista viri-
koodia.
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Benelux-tavaramerkkivirasto ilmoitti 21.2.1997 piivitylli kirjeellddn Libertelil-
le, ettd se viliaikaisesti epdsi tdltd merkiltd rekisterdinnin. Benelux-
tavaramerkkivirasto katsoi, ettd koska Libertel ei ollut nidyttinyt toteen, ettd
hakemuksessa tarkoitettu merkki, joka koostui yksinomaan oranssista viristi,
olisi tullut kdyton perusteella erottamiskykyiseksi, kyseiseltd merkilti puuttui
kokonaan tavaramerkkilain 6 a §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu erotta-
miskyky.

Libertel vastusti tdtd viliaikaista hylkdimistd. Benelux-tavaramerkkivirasto
katsoi, ettei tétd hylkaddmistd ollut syyti tarkastella uudelleen, ja antoi lopullisen
hylkddmisen tiedoksi 10.9.1997 pdivitylld kirjeell.

Libertel nosti tavaramerkkilain 6 b §:n mukaisesti tisti hylkidmisestd kanteen
Gerechtshof te ’s-Gravenhagessa (Alankomaat), joka hylkisi kanteen 4.6.1998
antamallaan tuomiolla.

Libertel teki 3.8.1998 kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin.

Asiaa Hoge Raad der Nederlandenissa kisiteltiessi esille nousi tavaramerkkilain
6 a §:n 1 momentin a kohdan oikeaa soveltamista koskevia kysymyksii ja siten
my&s direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa koskevia kysymyksia.
Niinpd Hoge Raad paatti 23.2.2001 tekemillddn vilipditokselld lykitd asian
kasittelyd ja esittdd yhteisdjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysy-
mykset:

”1) Onko mahdollista, ettd yksittdiselld erityiselld varilld, joka esitetiéin hake-
muksessa sellaisenaan tai joka on miiritetty kansainvilisesti sovellettavan
koodin avulla, voi tiettyjen tavaroiden ja palveluiden osalta olla direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky?
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2) Jos vastaus kysymykseen 1 on myontdvi:

a) Milld edellytyksilld voidaan katsoa, ettd yksittdiselld erityiselld virilli on
edellid tarkoitettu erottamiskyky?

b) Onko ensimmdiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta mer-
kitysti silld, onko rekisterdintid haettu lukuisia tavaroita ja/tai palveluja
varten vai ainoastaan tiettyd tavaraa tai palvelua taikka tavaroiden tai
palvelujen ryhméé varten?

3) Onko tietyn virin erottamiskykyd tavaramerkkinid arvioitaessa tutkittava,
onko tdmén virin osalta olemassa yleinen vapaana pitdmisen tarve, jollainen
voi olla sellaisten merkkien osalta, jotka ilmaisevat maantieteellistd alkupe-
raa?

4} Kun Benelux-tavaramerkkivirasto arvioi, onko rekisterdintihakemulksessa
tarkoitetulla merkilld direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoi-
tettu erottamiskyky, onko sen tutkittava merkin erottamiskyky ainoastaan
abstraktisti vai onko sen otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen
liittyvdt konkreettiset seikat, mukaan lukien merkin kdytto ja kdyttotapa?”
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Ennakkoratkaisukysymysten arviointi

Alustavat huomautukset

Direktiivin 3 artiklaa koskevilla ennakkoratkaisukysymyksilld tiedustellaan,
voiko tietty ddriviivaton viri sellaisenaan olla erottamiskykyinen tiettyjen tava-
roiden tai palvelujen osalta, ja jos voi, niin mill3 edellytyksill4.

Niiden kysymysten tarkastelu edellyttdi, ettd ensin ratkaistaan, voiko viri sel-
laisenaan olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki.

Tiltd osin on todettava, ettd virin sellaisenaan on tdytettivd kolme edellytysta.
Sen on ensinnikin muodostettava merkki. Toiseksi tdmd merkki on voitava
esittdd graafisesti. Kolmanneksi merkilld on voitava erottaa tietyn yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Euroopan unionin neuvosto ja komissio ovat antaneet yhteisen julistuksen, joka
on sisillytetty neuvoston sen kokouksen péytikirjaan, jonka kuluessa direktiivi
hyviksyttiin. Kyseisen julistuksen mukaan neuvosto ja komissio “katsovat, etti
2 artiklassa ei suljeta pois sitd, ettd viriyhdistelmd tai yksi ainoa véri voitaisiin
rekisterdidid tavaramerkiksi, mikd kuitenkin edellyttds sitd, ettd vdriyhdistelmén
tai virin perusteella yhden yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden

yritysten tavaroista tai palveluista” (tavaramerkkiviraston virallinen lehti
nro 5/96, s. 607).
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Tillaista julistusta ei kuitenkaan voida ottaa huomioon tulkittaessa johdetun
oikeuden sddnnosti silloin kun, kuten nyt esilld késiteltdvissi asiassa, julistuksen
sisdltd ei kuvastu milld4n tavoin kyseisen sddnnoksen sanamuodosta, jolloin silld
ei ole oikeudellista merkitysta (ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991,
Kok. 1991, s. I-745, Kok. Ep. X, s. I-67, 18 kohta, ja asia C-329/95, VAG
Sverige, tuomio 29.5.1997, Kok. 1997, s. 1-2675, 23 kohta). Neuvosto ja
komissio ovat lisiksi nimenomaisesti mydntineet timin rajoituksen julistuksensa
johdanto-osassa, jonka mukaan “seuraavassa esitettdvit neuvoston ja komission
lausumat eivit ole osa tdtd direktiivid, eikd niilli oteta kantaa siithen, miten
Euroopan yhteis6jen tuomioistuimen olisi tulkittava direktiivid”.

Niinpid yhteisGjen tuomioistuimen tehtdvdnd on mdidrittdd, onko direktiivin
2 artiklaa tulkittava siten, ettd viri sellaisenaan voi muodostaa tavaramerkin.

Tiltd osin on todettava, ettd ei voida lihted siitd, ettd viri sellaisenaan muo-
dostaa merkin. Tavallisesti viri on pelkkd esineen ulkoinen ominaisuus. Se voi
kuitenkin muodostaa merkin. Tdma riippuu siitd asiayhteydestd, jossa kyseistd
virid kdytetddn. Joka tapauksessa viri sellaisenaan voi suhteessa tiettyyn tava-
raan tai palveluun muodostaa merkin.

Lisdksi on niin, kuten yhteisdjen tuomioistuin on jo todennut, ettd direktiivin
2 artiklassa tarkoitetulla graafisella esitykselli merkki on voitava esittdd vi-
suaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, ettd
merkki voidaan tunnistaa tdsmiillisesti {asia C-273/00, Sieckmann, tuomio
12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 46 kohta).

Téyteddkseen tehtdvinsd direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen
on oltava selvi, tdsmaillinen, itsessdédn tdydellinen, sellainen, etti sithen on helppo
tutustua, ymmrrettivd, kestdvi ja objektiivinen (ks. em. asia Sieckmann, tuo-
mion 47—355 kohta).
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Nyt esilli olevassa tapauksessa yhteiséjen tuomioistuimelle esitetyssd kysymyk-
sessi on kyse hakemuksesta, jossa vaaditaan rekisterditiviksi tietty viri sellai-
senaan, ja kyseinen viri on esitetty tasaisella pinnalla olevalla viriniytteelld,
virin sanallisella kuvauksella ja/tai kansainvilisesti hyviksytylld virien yksili-
miskoodilla.

Tietyn virin pelkkd niyte ei kuitenkaan tiytd timin tuomion 28 ja 29 kohdassa
asetettuja vaatimuksia.

Erityisesti on todettava, ettd tietyn virin ndyte voi muuttua ajan kuluessa. On
ehki olemassa alustoja, joilla viri voidaan rekisteroidid siten, ettid se sdilyy
muuttumattomana, mutta on myds alustoja, erityisesti paperi, joilla virin sdvy
viistimittikin muuttuu ajan myotd. Tillaisessa tapauksessa virindytteen tallet-
taminen ei tiytd direktiivin 2 artiklassa asetettua kestdvyyttdi koskevaa vaa-
timusta (ks. em. asia Sieckmann, tuomion 53 kohta).

Tistd seuraa, ettd virindytteen tallettaminen ei sellaisenaan muodosta direktiivin
2 artiklassa tarkoitettua graafista esitysta.

Sen sijaan virin sanallinen kuvaus, joka koostuu kirjaimista koostuvista sanoista,
muodostaa virin graafisen esityksen (ks. vastaavasti em. asia Sieckmann, tuo-
mion 70 kohta).

Virin sanallinen kuvaus ei kaikissa tapauksissa vilttimattd tdytd kaikkia timén
tuomion 28 ja 29 kohdassa mainittuja edellytyksid. T4td kysymysti on arvioitava
kunkin tapauksen olosuhteiden valossa.
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Virindytteen ja virin sanallisen kuvauksen yhdistelmid voi siis muodostaa
direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen edellyttien, ettd kuvaus on
selvd, tdsmaillinen, itsessddn tdydellinen, sellainen, ettd sithen on helppo tutustua,
ymmdrrettdva ja objektiivinen.

Samoista syistd, jotka on mainittu timéan tuomion 34 kohdassa, virin kuvaamista
kansainvilisesti hyviksytylld virien yksil6imiskoodilla voidaan pitdd graafisena
esityksend. Tillaisten koodien katsotaan olevan tismillisid ja pysyvid.

Jos vdrindyte yhdessi sanallisen kuvauksen kanssa ei taytd direktiivin 2 artiklassa
graafiselle esitykselle asetettuja edellytyksid erityisesti siitd syystd, ettd se ei ole
tdsmadllinen tai kestdvid, tdmd puute voidaan tarvittaessa korjata kuvaamalla
vdrid lisdksi kansainvilisesti hyviksytylld virien yksiléimiskoodilla.

Tarkasteltaessa kysymystd siitd, voidaanko virilli sellaisenaan erottaa tietyn
yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista direk-
tiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, on arvioitava, voidaanko vireilld sellai-
senaan vilittdd tdsmaillisid tietoja erityisesti tavaran tai palvelun alkuperisti.

Taltd osin on palautettava mieliin, ettd vaikka vireilld voidaankin vilittad tiettyjd
mielleyhtymii ja herdttdd tunteita, ne kuitenkin luonteensa puolesta soveltuvat
huonosti vilittimddn tdsméllisid tietoja. Niin on varsinkin siitd syystd, ettd
virejd tavanomaisesti kdytetddn suuressa mairin mainoksissa sekd tavaroiden ja
palveluiden myymisessd niiden vetovoiman takia ilman, ettd niilld vilitettdisiin
mitddn tdsmallistd viestid.
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Ei kuitenkaan olisi oikeutettua piitelli tistd tosiseikkoja koskevasta toteamuk-
sesta, ettd lahtokohtaisesti olisi kiellettyd katsoa, ettd vireilld sellaisenaan voi-
taisiin erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
palveluista. Ei nimittdin voida sulkea pois sitd, ettd on tilanteita, joissa viri sel-
laisenaan voi olla merkki tietyn yrityksen tavaroiden tai palvelujen alkuperista.
On siis my6nnettivi, ettd vireilld sellaisenaan voidaan erottaa tietyn yrityksen
tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista direktiivin
2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Edelli esitetystd seuraa, ettd viri sellaisenaan voi edelld mainittujen edellytysten
tdyttyessi muodostaa direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin.

Tamin tuomion 22—42 kohdassa esitettyjen huomioiden valossa on mahdollista
ryhtyd tarkastelemaan ennakkoratkaisukysymyksii.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

Ensiksi on paikallaan tarkastella kolmatta kysymysti, jolla kansallinen tuomio-
istuin tiedustelee, onko siti erottamiskykyd arvioitaessa, joka tietylld varilld voi
tavaramerkkind olla, tarpeen tutkia, onko olemassa yleinen vapaana pitimisen
tarve, vastaavasti kuin sellaisten merkkien osalta, jotka ilmaisevat maantieteel-
listd alkuperdi.
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Tiettyjen yhteisdjen tuomioistuimelle esitettyjen huomautusten mukaan nykyi-
silld teknisilld keinoilla on mahdollista erottaa hyvin suuri mddri virien sidvyja.
Tam4 viite voi olla totta, mutta silld ei ole merkitystd tdmédn kysymyksen kan-
nalta. Kysymykseen siitd, voidaanko viri sellaisenaan rekister6idd tavaramer-
kiksi, on vastattava kohdeyleison nikdkulmasta.

Koska ennakkoratkaisupyynnon esittdmistd koskevassa piditGksessd el toisin
todeta, on katsottava, ettd pddasiassa on kyse tavaroista ja palveluista, jotka on
tarkoitettu kaikille kuluttajille. Niinpd on katsottava, ettd nyt esilli olevassa
tapauksessa kohdeyleis6 muodostuu tavanomaisesti valistuneista sekid kohtuul-

lisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista (ks. asia C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

Niiden virien lukumaird, jotka timi yleiso voi erottaa, on alhainen siitd syysti,
ettd harvoin on mahdollista suoraan verrata virien eri sdvyjd olevia tavaroita.
Téstd seuraa, ettd niiden eri vdrien lukumdirid, jotka ovat tosiasiallisesti kiy-
tettdvissd mahdollisina tavaramerkkeini erottamaan tavarat tai palvelut muista
tavaroista tai palveluista, on pidettdvd pienend.

Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan tavaramerkkioikeus on olennainen osa
sitd vddristymattomin kilpailun jarjestelmii, jonka luominen ja siilyttdminen on
EY:n perustamissopimuksen tavoite (ks. asia C-10/89, HAG II, tuomio
17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta, ja asia C-63/97,
BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 62 kohta). Merkin haltijalleen
antamia oikeuksia ja vapauksia on tarkasteltava tdmin tavoitteen valossa.

Lisdksi rekisterdity tavaramerkki antaa direktiivin § artiklan 1 kohdan mukai-
sesti haltijalleen tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden, jonka
nojalla haltija voi yksin kédyttdd tavaramerkiksi rekisteroityd merkkid ilman
ajallisia rajoituksia.
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Tavaramerkin rekisterdintimahdollisuudelle voidaan asettaa yleiseen etuun
perustuvia rajoituksia.

Niinpd direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisterointiesteitd on tulkittava otta-
malla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisterdintiesteen tausta-
ajatuksena (ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475,
77 kohta).

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan ¢ alakohdan osalta yhteisjen tuomioistuin on
todennut, ettd tilli sidnnokselld pyritddn sithen yleisen edun mukaiseen tavoit-
teeseen, jonka mukaan merkkejd tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisid
tavaroita tai palveluita, joita varten rekisterdintid haetaan, on jokaisen saatava
vapaasti kiyttdd (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 1-2779, 25 kohta, ja yhdistetyt asiat
C-53/01—C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta).

My®os direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan osalta yhteis6jen tuomioistuin
on jo todennut, ettd tilld sddnndkselld pyritddn sithen yleisen edun mukaiseen
tavoitteeseen, jonka mukaan muotoa, jonka olennaiset piirteet johtuvat tekni-
sestd tehtdvistd ja joka on valittu tillaisen teknisen tehtdvin tiyttdmiseksi, on
jokaisen saatava vapaasti kdyttdd (em. asia Philips, tuomion 80 kohta ja em.
yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 72 kohta).

Siltd osin kuin kyse on tiettyjen diriviivattomien virien rekisterdimisestd sellai-
sinaan tavaramerkeiksi, tosiasiallisesti kiytettivissi olevien virien vihiisestd
médristi seuraa, ettd jo se, ettd pieni miiri vireja rekisteroidddn tavaramerkiksi
tiettyjd palveluja tai tavaroita varten, voisi ammentaa tyhjiin koko kédytettavissd
olevien virien varaston. Niin laaja yksinoikeus ei olisi sopusoinnussa vdi-
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ristymittémén kilpailun jdrjestelmidn kanssa erityisesti siitd syystd, ettd se voisi
antaa perusteettoman kilpailuedun yhdelle ainoalle talouseldmin toimijalle. Ei
my6skiin olisi talouden kehityksen ja yrittdjahengen edistimisen mukaista, ettd
jo asemansa vakiinnuttaneet toimijat voisivat rekisteroidd kdytt6onsd kaikki
tosiasiallisesti kédytettdvissd olevat virit uusien toimijoiden vahingoksi.

On siis myonnettdvd, ettd yhteison tavaramerkkioikeudessa on yleisen edun
mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti sen tyyppisid tavaroita tai palvelyja,
joita varten rekister6intid on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdolli-
suutta kayttdd virejd.

Mit4 suurempi on se tavaroiden tai palvelujen midird, joita varten tavaramerkin
rekisterdintid haetaan, sitd enemmin tavaramerkin mahdollisesti antama yksin-
oikeus on omiaan olemaan kohtuuttoman laaja ja siten ristiriidassa vii-
ristymdttéman kilpailun jirjestelmin siilyttdmisen kanssa seka sen yleisen edun
kanssa, jonka mukaan sen tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita varten rekiste-
rointid on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta kiyttdd vireji ei
saa aiheettomasti rajoittaa.

Komissio on huomautuksissaan esittinyt, ettd ajatus siité, ettd tiettyjen merkkien
on pysyttdvd kaikkien kiytettdvissd ja ettd niitd niille ei siis voitaisi myontdd
suojaa, esitetddn pikemminkin direktiivin 6 artiklassa kuin sen 2 ja 3 artiklassa.
Tatd vditettd ei voida hyviksya.

Direktiivin 6 artiklassa nimittdin pyritddn rajoittamaan tavaramerkin vaikutuksia
sen jilkeen, kun se on rekisterdity. Komission viite merkitsee sitd, ettd se puoltaa
direktiivin 3 artiklassa sdddettyjen rekisterdintiesteiden minimaalista tarkasta-
mista tutkittaessa rekisterdintihakemusta, koska vaara siiti, ettd toimijat voisivat
omia tiettyjd merkkejd, joiden olisi pysyttdvd kaikkien kiytettdvissd, neutrali-
soidaan 6 artiklan rajoituksilla siind vaiheessa, kun rekisteridyn tavaramerkin
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vaikutuksia toteutetaan. Tdmin viitteen hyviksyminen johtaisi itse asiassa sii-
hen, etti toimivaltaista viranomaista kiellettdisiin arvioimasta direktiivin
3 artiklassa olevia rekisterdintiesteitd tavaramerkkid rekisteroitdessd ja niiden
arvioiminen siirrettdisiin tuomioistuimille, joiden tehtivdni on taata tavara-
merkkiin perustuvien oikeuksien konkreettinen kiyttiminen.

Tillainen lihestymistapa on vastoin direktiivin jirjestelmidd, joka perustuu
rekisterdintid edeltdviin tarkastukseen eikd jilkikiteiseen tarkastukseen. Min-
kidn direktiivissi esitetyn perusteella ei sen 6 artiklasta voida tehdd tillaista
piitelmii. Pidinvastoin, direktiivin 2 ja 3 artiklassa tdsmillisesti esitettyjen
rekisterdintiesteiden lukumdiri ja yksityiskohtaisuus samoin kuin rekisteréinnin
epaimistapauksessa kdytettivissd olevien oikeussuojakeinojen laajuus osoittavat,
ettd rekisterdintihakemusta kisiteltiessd suoritettavan tarkastelun ei pidd olla
minimaalista. Tarkastelun on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta viltettdisiin
tavaramerkkien perusteeton rekisteréinti. Kuten yhteisdjen tuomioistuin jo on
todennut, oikeusvarmuuteen ja hyvddn hallintotapaan liittyvistd syistd on var-
mistuttava siitd, ettei sellaisia tavaramerkkeji rekisteroidd, joiden kiytto voitai-
siin menestyksekkadsti riitauttaa tuomioistuimissa (asia C-39/97, Canon, tuomio
29.9.1998, Kok. 1998, s. 1-5507, 21 kohta).

Niinp4 kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, ettd arvioitaessa
erottamiskyky, joka tietylld virilli voi tavaramerkkini kiytettynd olla, on tar-
peen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisid tavaroita tai
palveluja, joita varten rekisterdintii on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden
mahdollisuutta kiyttid vireji ei saa aiheettomasti rajoittaa.

Ensimmidinen kysymys ja toisen kysymyksen a kobta

Ensimmdiselld kysymyksellisn ja toisen kysymyksensd a kohdalla kansallinen
tuomioistuin tiedustelee, voidaanko tietylld virilld sellaisenaan katsoa olevan
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erotta-
miskyky.
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Vakiintuneen oikeuskdytinnon mukaan tavaramerkin keskeinen tehtivd on se,
ettd tavaramerkilld taataan kuluttajalle tai loppukiyttdjille se, ettd tavaramer-
killd varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperd, jolloin kuluttaja tai
loppukiyttdja voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa
tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkupera
(ks. erityisesti em. asia Canon, tuomion 28 kohta, ja asia C-517/99, Merz &
Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. 1-6959, 22 kohta). Tavaramerkin
perusteella on erotettava, ettd tavarat tai palvelut ovat periisin tietystd yrityk-
sestd. Téltd osin on otettava samalla huomioon se, kdytetddnko tavaramerkkeji
tavanomaisesti alkuperin ilmaisemiseen asianomaisilla toimialoilla, ja se, kuinka
kohdeyleis6 mieltdd tavaramerkin.

Kohdeyleiso, sellaisena kuin se on mdiritelty timidn tuomion 46 kohdassa,
muodostuu tavanomaisen valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolel-
lisista keskivertokuluttajista.

On otettava huomioon se seikka, ettd keskivertokuluttajalla on ainoastaan har-
voin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkeji, vaan hinen on turvau-
duttava siihen epitdydelliseen muistikuvaan, joka hinelld on tavaramerkeisti (ks.
toisissa yhteyksissd em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja asia
C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok. 2003, s. I-2799, 52 kohta).

Kohdeyleisé ei vilttimadttd mielld merkkis, joka muodostuu viristi sellaisenaan,
samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkii, joka muodostuu merkisti, joka ei
liity silld varustettujen tavaroiden ulkonikoon. Vaikka yleiso on tottunut vilit-
tOmdésti mieltdimadn, ettd sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran kaupallisen
alkuperin, ndin ei vilttdimittd ole silloin, kun merkki sekoittuu sen tavaran
ulkonikoon, jota varten merkin rekisterdintia tavaramerkiksi on haettu. Kulut-
tajat eivit ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen virin
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perusteella graafisen tai sanallisen osatekijin puuttuessa, ettd tavaroilla olisi
tietty alkuperi, silli virid sellaisenaan ei nykyisessi litke-eldmaéssd 1dhtokohtai-
sesti kdytetd yksiléimiskeinona. Viriltd sellaisenaan puuttuu yleensi se ominai-
suus, ettd se erottaisi tietyn yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista.

Kun kyse on viristi sellaisenaan, erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitdin
kiyttod on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti silloin,
kun niiden tavaroiden ja palvelujen miiri, joita varten tavaramerkin rekiste-
rointid haetaan, on hyvin pieni ja kun kohdemarkkinat ovat hyvin erikoistuneet.

Vaikka virilli sellaisenaan ei ldhtokohtaisesti olisi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyi, se voi timin artiklan 3 kohdan
nojalla kuitenkin kiytdssi tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa
mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkki voi tulla erottamis-
kykyiseksi muun muassa sellaisen tavanomaisen menettelyn jilkeen, jossa se
tehdididn tunnetuksi kohdeyleison keskuudessa. Tillaisessa tapauksessa toimival-
taisen viranomaisen on arvioitava kaikkia niitd seikkoja, jotka voivat osoittaa
tavaramerkin tulleen sellaiseksi, etti sen perusteella kyseinen tavara voidaan
tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa ndin muiden yritysten tavaroista
(em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 49 kohta).

Ensimmiiseen ennakkoratkaisukysymykseen on niin ollen vastattava, ettd diri-
viivattomalla virilli sellaisenaan voi olla tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erotta-
miskyky edellyttden erityisesti, ettd vari voidaan esittid graafisesti siten, ettd
esitys on selvd, tismillinen, itsessidn tdydellinen, sellainen, ettd sithen on helppo
tutustua, ymmiirrettivi, kestivi ja objektiivinen. T4td viimeksi mainittua edel-
lytysti ei voi tiyttdd pelkkd kyseisen virin esittdminen paperilla, mutta se voi-
daan tdyttii kuvaamalla titd virid kansainvilisesti hyviksytylld virien
yksiloimiskoodilla.
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Toisen ennakkoratkaisukysymyksen a kohtaan on vastattava, etti tietylld virilld
sellaisenaan voidaan katsoa olevan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky edellyttden, ettd kohdeyleisén kisityksen
mukaan tavaramerkin perusteella kyetddn yksiloimiin, ettd tavara tai palvelu,
jota varten tavaramerkin rekisterdintid haetaan, on periisin tietystd yrityksestd,
ja erottamaan tdmad tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

Toisen kysymyksen b kobta

Toisen kysymyksensd b kohdalla kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko sill,
onko virid sellaisenaan haettu rekisteroitidviksi tavaramerkiksi lukuisia tavaroita
tai palveluja varten tai tiettyd tavaraa tai palvelua taikka tavaroiden tai palve-
lujen tiettyd ryhmid varten, merkitystd arvioitaessa, onko tilld virilld direktiivin
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Tdmén tuomion 56, 66 ja 67 kohdassa esitettyjen huomioiden perusteella toisen
ennakkoratkaisukysymyksen b kohtaan on vastattava, etti silld, ettid viriid sel-
laisenaan haetaan rekisteréitdviksi tavaramerkiksi lukuisia tavaroita tai palveluja
varten tai tiettyd tavaraa tai palvelua taikka tavaroiden tai palvelujen tiettyi
ryhmééd varten, on merkitystd yhdessi kyseisen tapauksen muiden seikkojen
kanssa arvioitaessa vérin, jonka rekisterdintid on haettu, erottamiskykyi ja siti,
onko sen rekisterdiminen ristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan sen
tyyppisid tavaroita tai palveluja, joita varten rekisterdintid on haettu, tarjoavien
muiden toimijoiden mahdollisuutta kiyttdad vireji ei saa aiheettomasti rajoittaa.
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Neljis kysymys

Neljannelld kysymyksellidn kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko arvioi-
taessa sitd, onko tavaramerkilld direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja
3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky, tavaramerkin rekisterdinnin osalta toimi-
valtaisen viranomaisen suoritettava abstraktinen vai konkreettinen tutkimus ja
onko sen otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvit seikat ja eri-
tyisesti merkin kayttd.

Ensiksi on todettava, ettd direktiivin 12. johdantokappaleessa tdsmennetiin, ettd
“kaikkia yhteisén jdsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva
Pariisin yleissopimus” ja ettd “timin direktiivin sdfinndsten on tarpeen olla
tdysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen méérdysten kanssa”.

Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdan mukaan *merkin
suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki tosiseikat,
erityisesti kuinka kauan merkki on ollut kiytdssa”.

Toiseksi on todettava, ettd merkin rekisterdimisti tavaramerkiksi haetaan aina
rekisterdintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten. Niinpi
tavaramerkin erottamiskykyd on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai pal-
veluihin, joita varten rekisterdintii on haettu, ja suhteessa siihen, kuinka koh-
deyleisd mieltdd tavaramerkin.
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Koska tavaramerkkien rekisterdinnin osalta toimivaltaisen viranomaisen on
varmistuttava siitd, ettd merkiltd ei puutu erottamiskyky sen yrityksen tavaroiden
tai palvelujen suhteen, joka hakee merkin rekisterdintid tavaramerkiksi, kyseinen
viranomainen ei voi suorittaa abstraktia tutkimusta vaan tutkimus on valttimattd
suoritettava konkreettisesti. Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki kysei-
seen tapaukseen liittyvit seikat, joihin kuuluu tilanteesta riippuen sen merkin,
jonka rekisterointid tavaramerkiksi haetaan, kiytto.

Neljanteen ennakkoratkaisukysymykseen on nidin ollen vastattava, ettd
arvioidessaan, onko tavaramerkilld direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky, tavaramerkkien rekisteréinnin osalta
toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava konkreettinen tutkimus ja otettava
huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvdt seikat ja erityisesti merkin
kiytto.

Oikeudenkidyntikulut

Yhteis6jen tuomioistuimelle huomautuksensa esittineille Alankomaiden ja
Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeuden-
kayntikuluja ei voida médéritd korvattaviksi. Pddasian asianosaisten osalta asian
kasittely yhteis6jen tuomioistuimessa on vilivaihe kansallisessa tuomioistuimessa
vireilld olevan asian kisittelyssd, minka vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana
on paittdd oikeudenkdyntikulujen korvaamisesta.

1-3847




TUOMIO 6.5.2003 — ASIA C-104/01

Niilld perusteilla

YHTEISOJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 23.2.2001 tekemilldin paatokselld
esittdimat kysymykset seuraavasti:

1)

2)

3)

Adriviivattomalla virilld sellaisenaan voi olla tiettyjen tavaroiden ja palve-
lujen osalta jdsenvaltioiden tavaramerkkilainsiadinnén lihentimisestd
21 piéivand joulukuuta 1988 annetun ensimmdisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu
erottamiskyky edellyttden erityisesti, ettd viri voidaan esittdd graafisesti
siten, ettd esitys on selvd, tdsmaillinen, itsessddn tdydellinen, sellainen, ettd
sithen on helppo tutustua, ymmarrettivi, kestivi ja objektiivinen, Titd vii-
meksi mainittua edellytysta ei voi tdyttdd pelkka kyseisen virin esittiminen
paperilla, mutta se voidaan tdyttdd kuvaamalla titid virid kansainvilisesti
hyviksytylla virien yksiléimiskoodilla.

Arvioitaessa erottamiskykyd, joka tietylld varilld voi tavaramerkkini olla, on
tarpeen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisid tavaroita
tai palveluja, joita varten rekisterdintii on haettu, tarjoavien muiden toimi-
joiden mahdollisuutta kdyttid virejd ei saa aiheettomasti rajoittaa.

Tietylld virilla sellaisenaan voidaan katsoa olevan direktiivin 8§9/104/ETY
3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky
edellyttden, ettd kohdeyleison kisityksen mukaan tavaramerkin perusteella
kyetdadn yksiloimddn, etti tavara tai palvelu, jota varten tavaramerkin
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rekisterdintid haetaan, on perdisin tietystd yrityksestd, ja erottamaan timi
tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

4) Silld, etta virid sellaisenaan haetaan rekisterditdviksi tavaramerkiksi lukuisia
tavaroita tai palveluja varten tai tiettyd tavaraa tai palvelua taikka tavaroi-
den tai palvelujen tiettyd ryhmia varten, on merkitystd yhdessd kyseiseen
tapaukseen liittyvien muiden seikkojen kanssa arvioitaessa rekisterditdviksi
haetun virin erottamiskykyi ja sitd, onko kyseisen virin rekisterdiminen
ristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan sen tyyppisii tavaroita tai
palveluja, joita varten rekisterdintid on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden
mahdollisuutta kadyttdd virejd ei saa aiheettomasti rajoittaa.

5) Arvioidessaan, onko tavaramerkilld direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky, tavara-
merkkien rekisterdinnin osalta toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava
konkreettinen tutkimus ja otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen
liittyvit seikat ja erityisesti merkin kiytto.

Puissochet Wathelet Timmermans
Gulmann Edward Jann
Macken von Bahr Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 6 pdivini toukokuuta 2003.

R. Grass G. C. Rodriguez Iglesias

kirjaaja presidentti
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